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Resumo
O objetivo deste documento é fornecer um guia sobre o exame de pedidos
de patente relacionados a Inteligéncia Artificial (IA) na aplicacdo da Lei da
Propriedade Industrial e das Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente.
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1. Introdugao

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Este documento estabelece critérios especificos para o exame de pedidos de patente
gue envolvem invencdes relacionadas a Inteligéncia Artificial (IA), em conformidade
com a Lei da Propriedade Industrial (LPI, Lei n? 9.279/96), Diretrizes de Exame de
Pedidos de Patente — Bloco | (Diretriz Bloco I, Portaria INPI/DIRPA n? 16/2024),
Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente — Bloco Il (Diretriz Bloco Il, Resolucdo
INPI/PR n2 169/2016), as Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente envolvendo
Invengdes Implementadas em Computador (Diretriz de IIC, Portaria
INPI/PR n2 411/2020) e Diretrizes sobre a aplicabilidade do disposto no artigo 32 da
Lei 9279/96 nos pedidos de patentes (Resolucdo INPI/PR n2 93/2013).

O termo Inteligéncia Artificial (IA) é tratado em seu sentido amplo, para englobar
sistemas computacionais, métodos e modelos desenvolvidos para realizar tarefas
qgue normalmente exigiriam inteligéncia humana. Isso inclui, mas ndo se limita a,
campos como aprendizagem de mdquina, Processamento de Linguagem Natural,
Visdo Computacional, Sistemas Especialistas (baseados em regras ou légica fuzzy) e
computacdo evolutiva.

Considerando que o modo mais comum de implementacao de métodos de IA é por
meio de programas de computador, as invengdes relacionadas a IA sdo consideradas
um subgrupo das Invengdes Implementadas em Computador.

Para facilitar a analise dos pedidos de patente de invencdo, as criacdes envolvendo
IA sdo classificadas em trés modalidades principais:

e Modelos e técnicas de IA: Criages relacionadas ao desenvolvimento especifico
de modelos e técnicas de IA;

¢ Invengdes Baseadas em IA: Invengdes nas quais a IA é parte integrante da
invencao, e parte da solugdo proposta para o problema do estado da técnica;

¢ Invengodes Assistidas por IA: Invencdes nas quais a IA é utilizada por uma pessoa
natural como ferramenta de auxilio na busca por uma solu¢do de um problema
do estado da técnica, onde a IA usada como ferramenta nao é parte da solugao;

As invencdes geradas de forma autbnoma por uma IA, sem qualquer intervencdo
humana, ndo sdo objetos passiveis de protecdo por patente, conforme Art. 62 da LPI,
uma vez que a autoria da invencdo deve ser atribuida a uma pessoa natural®. Deste
modo, a invengdo que consiste no mero acionamento de um sistema de IA como
gerador autbnomo de solugdes, sem qualquer contribuicdo intelectual da pessoa
natural além da simples execugao do sistema de IA, ndao é admitida. Entretanto,
admite-se que um sistema de IA possa ser usado pelo autor de forma assistida, como
ferramenta auxiliar no processo de se chegar a uma invencao, tratando-se de uma
invencao assistida por IA.

Nas invengdes Assistidas por |A se pressupde a intervencdao humana em alguma etapa
do processo, seja na identificacdo de um problema técnico no estado da técnica; na
configuracdo da |A para alcancar um objetivo especifico; na concretizacdo e validagado
da solugdo proposta pela IA como uma solugdo concreta e vidvel para o problema

1Vide parecer n2 00024/2022 Procuradoria Federal Especializada.



técnico identificado; ou ainda, para prover a solucdo de aplicacdo industrial. Ainda
gue o sistema de |A gere alternativas ou hipdteses de solugdo, a concepgdo inventiva
e a definicdo da solucdo a ser protegida devem resultar do trabalho intelectual
humano. Portanto, a avaliacdo da atividade inventiva, conforme item 4.5, recaird
sobre os efeitos técnicos obtidos pela invencdo e ndo sobre o sistema de IA utilizado.

2. Matéria Nao Considerada Invengao (Art. 10 da LPI)

2.1. De modo geral, qualquer invenc¢ado deve evidenciar o cardter técnico do problema a
ser resolvido pela solu¢do proposta?, sendo imperativo que a invencao:

e Resolva um problema técnico;
e Apresente uma solucdo técnica; e
e Produza um efeito técnico.

2.2. Nas invencgdes Assistidas por IA, uma vez que a Inteligéncia Artificial € usada como
ferramenta, ndo sendo parte integrante da invencao, o fato da IA ser usada para se
chegar a invengao é irrelevante para avaliar se a matéria da invengdo é excluida de
protecdo pelo Art. 10 da LPI.

Protecdo aos dados de treinamento

2.3. A aprendizagem de maquina é altamente dependente de grande quantidade de
dados. Entretanto, bases de dados sdo objeto de protecdo intelectual por direito de
autor, conforme Art. 72 inciso XllII, Art. 87 da Lei n29.610/1998, e estdo fora do
escopo da protegdo por patentes.

2.4. As reivindicacdes de bases de dados, conjunto de dados, dados brutos/isolados ou
equivalentes, utilizadas para treinamento, validacdo ou teste de IA, dentre outras
finalidades, ndo sdo aceitas por serem consideradas como apresentacdo de
informacdo, matéria excluida de protecdo conforme Inciso VI do Art. 10 da LPI, na
qual aplica-se o previsto no item 1.21 da Diretriz Bloco |l e secdo 2.4 das Diretrizes de
1C.

Consideracao sobre o programa de computador em si

2.5. Programas de computador em si, ou seja, o cédigo-fonte que implementa um
algoritmo, ndo sdo considerados inven¢des. No entanto, uma solucdo técnica
implementada por um programa de computador, que resulte em um efeito técnico
concreto, pode ser considerada uma invencao, sendo tratada como uma invencao
implementada em computador (lIC).

2.6. Invengdes Baseadas em A, assim como Modelos e técnicas de IA, quando
implementados por software, devem ser pleiteados como invenc¢des implementadas
em computador (lIC), estando sujeitas aos mesmos requisitos e conceitos previstos
nas Diretrizes de IIC, mais especificamente na secdo 2.3.

2Vide Portaria INPI/DIRPA n2 16/2024, item 2.07 e Resolucdo INPI/PR 169/2016, item 1.1.




Consideracdao sobre métodos matematicos

2.7. Se um processo aplica o conceito matematico para obter uma solugdo para um
problema técnico, tal processo poderd ser considerado invencao desde que os efeitos
resultantes sejam técnicos e ndo puramente matematicos.®> Métodos que utilizem
conceitos matematicos para solucionar um problema técnico inserido em um campo
técnico sdo considerados invencdao desde que ndo incidam em outros incisos do
Art. 10 da LPI*.

2.8. Inteligéncia Artificial conjuga técnicas, modelos e métodos matematicos baseados
em estatistica, algebra linear, calculo, teoria de probabilidades, etc. para processar
grandes quantidades de dados e identificar padrdes e relacbes entre grandezas
presentes nos dados. Por exemplo, em aprendizagem de mdquina, o treinamento é
visto como um problema matematico de otimiza¢do em que se busca maximizar ou
minimizar uma determinada func¢do objetivo, sujeita a um conjunto de restricdes.

2.9. Os Modelos e técnicas de IA, tais como Redes Neurais, Algoritmos Genéticos,
Mdquinas de Vetor de Suporte, Métodos de Regressdao, Métodos de Treinamento,
etc.,, quando ndo aplicados a um campo técnico, sdo considerados métodos
matematicos na concepcdo do Inciso | do Art. 10 da LPI, e, portanto, sujeitos ao
previsto no item 1.7 da Diretriz Bloco Il e segdo 2.1 das Diretrizes de IIC. Entretanto,
guando tais criacdes forem aplicadas em um campo técnico na solucdo de problemas
técnicos, poderdo ser consideradas invencdo.

Incidéncia em outras matérias excluidas

2.10.Criagbes relacionadas com IA que incidirem em matérias excluidas de protecdo do
Art. 10 da LPI, tais como métodos comerciais, financeiros, educativos, publicitdrios,
métodos de diagnédstico, terapéuticos, cirdrgicos, etc. ndo deixam de ser
consideradas excluidas de protecdo apenas pelo fato de conjugarem técnicas de IA
ou pelos resultados alcancados serem provenientes deste uso.®’

3. Suficiéncia Descritiva e fundamentacao das reivindicagées (Art. 24 e 25 da LPI)

Relatério Descritivo

3.1. Para cumprir o disposto no Art. 24 da LPI, é necessario que o relatdrio descritivo seja
claro e suficientemente descrito para que um técnico no assunto possa reproduzir a
invencdo sem recorrer a experimentacdo indevida®.

3.2. No contexto de criagdes que envolvem IA, a condicdo de suficiéncia descritiva deve
ser analisada com atencdo ao fato de que a descricdo de algoritmos/sistemas de IA
pode recair no que se considera como “caixa-preta”.

3 Vide Portaria INPI/PR n2411/2020, paragrafo [011].
4 Vide Resolucdo INPI/PR n2 169/2016, item 1.7.
®>Vide Portaria INPI/PR n2 411/2020, paragrafo [013].
¢ Vide Resolucdo INPI/PR n2 169/2016, item 1.20.
7Vide itens 3.13 a 3.16 do presente normativo.

8 Vide Portaria INPI/DIRPA n2 16/2024, item 2.15.




3.3. O termo “caixa-preta” é geralmente usado para referir-se a situacdo em que os
detalhes intrinsecos e internos de partes de um processo ou de um produto ndo sao
revelados. No caso de sistemas de IA, este termo também é comumente usado para
referir-se a dificuldade de entender, explicar e descrever como um modelo de IA
chega exatamente a um dado resultado.

3.4. Apesar da dificuldade em acessar a légica interna de um sistema de IA, por vezes
obscuros, e do carater ndo deterministico que as solu¢des em IA podem apresentar,
onde a reprodugao da invengao provavelmente ndo chegara a resultados
guantitativamente idénticos aos descritos no pedido, entende-se ser possivel
atender a condicdo de suficiéncia descritiva pela descricdo dos detalhes necessarios
para elucidacdo da inven¢3o®.

Exemplo: A invencdo refere-se a um sistema que capta sons emitidos por um motor em
funcionamento e, por meio de uma rede neural artificial, identifica qual componente apresenta
falhas. O relatério descritivo informa que o sistema alcangou 95% de precisdo na identificagdo
da peca defeituosa. No entanto, mesmo utilizando os mesmos dados e configuracdes de
parametros pode-se obter modelos com pequenas variagdes de desempenho, isso pode
ocorrer, pois, o treinamento de redes neurais envolve a inicializacdo aleatéria dos pesos da
rede. Nesse contexto, uma implementacdo que ndo atinja exatamente os 95% de precisao
relatados ndo implica em falta de suficiéncia descritiva, desde que a solugdo técnica esteja
suficientemente descrita e possa ser reproduzida por um técnico no assunto. O efeito técnico
da invencdo, nesse caso, ndo reside no valor numérico da precisdo alcangada, mas sim na
viabilizagdo do método de diagnédstico por som, executado automaticamente pelo sistema
proposto.

3.5. Assim, as invencgoes relacionadas a IA devem fornecer todos os detalhes técnicos
necessarios para que o técnico no assunto possa, sem experimentac¢do indevida,
reproduzir a solucdo proposta. A amplitude e profundidade necessarias na descricao
de tais detalhes poderdo variar de acordo com a natureza e a complexidade da
invengao.

3.6. Quando ndo estiverem descritos os detalhes necessadrios a compreensdo ou
reproducdo da invengdo por um técnico no assunto, o pedido sera considerado em
desacordo com o Art. 24 da LPI.

Exemplo: A invencgdo refere-se a um sistema de controle de temperatura para refrigeradores
domésticos, baseado em IA, capaz de ajustar automaticamente o funcionamento do
compressor conforme o perfil de uso. No entanto, o relatério descritivo limita-se a afirmar que
“o funcionamento do compressor é comandado por um modelo de IA treinado com dados
histdricos de operacgdo do refrigerador”, sem especificar quais varidveis sdo coletadas (como
temperatura interna ou externa, frequéncia e duragao de abertura da porta, umidade, volume
armazenado, entre outras possibilidades), nem como esses dados sdo tratados, tampouco qual
modelo de IA é empregado ou como ele se integra ao sistema de controle. A auséncia dessas
informagdes impede que um técnico no assunto possa reproduzir a invengdo sem recorrer a
experimentacgdo indevida, implicando em falta de suficiéncia descritiva.

3.7. Nos Modelos ou técnicas de |IA especialmente adaptados para a solugdo de um
problema técnico especifico, nos quais a contribuicdo ao estado da técnica reside no
préoprio modelo ou técnica de IA, todos os elementos dos modelos ou das técnicas de
IA sdo considerados necessarios e devem ser descritos detalhadamente. A omissao

°Vide Portaria INPI/DIRPA n2 16/2024, itens 2.06.




de detalhes poderd implicar na falta de suficiéncia descritiva, em desacordo com o
Art. 24 da LPI.

Exemplo: A invengdo refere-se a um novo modelo hibrido de rede neural desenvolvido para
aplicagbes em cancelamento ativo de ruido em fones de ouvido, projetado para operar com
baixa laténcia e consumo reduzido de energia. O relatério descritivo alega que o modelo
hibrido proposto supera as redes neurais convencionais em ambientes ruidosos e méveis,
sendo especialmente adequado para execu¢do embarcada em dispositivos com recursos
computacionais limitados. No entanto, o relatério ndo fornece a arquitetura do modelo, as
fungbes e os pardmetros utilizados, tampouco o método de treinamento adotado. Como a
contribuicdo técnica reside justamente no novo modelo de IA adaptado ao problema de
cancelamento de ruido em tempo real, a omissdo desses elementos implica em falta de
suficiéncia descritiva.

3.8. No caso das invenc¢des Baseadas em IA considera-se necessario a compreensdo ou
reproducdo da invengdo por um técnico no assunto:

a) Descricio do conjunto de dados: O relatdrio descritivo precisa conter uma
descricdo do conjunto de dados que efetivamente viabilize o éxito do sistema de
IA ou um conjunto de dados que permita a reproducdo da invencdo deve ser
fornecido ou estar acessivel por meios comuns ou publicos. Deve existir no pedido
descrigao suficiente deste conjunto de dados, sobre como a invengao estrutura
as informag0des e as varidveis relevantes, e sobre a origem e o modo como estes
dados s3ao obtidos.

Exemplo: A invengdo descreve um método para determinar o débito cardiaco a partir de curvas
de pressao arterial periférica, utilizando uma rede neural artificial. No entanto, o pedido nédo
apresenta uma descri¢do suficiente sobre os dados utilizados para treinar o modelo de IA. A
redacdo limita-se a afirmar, de forma genérica, que os dados deveriam abranger uma ampla
variedade de pacientes — com diferentes idades, sexos, biotipos e condi¢des clinicas —, mas
nao especifica a origem ou fonte desses dados, os critérios utilizados para a sua selegdo ou
exclusdo, um exemplo concreto de conjunto de dados representativo, nem as caracteristicas
relevantes consideradas no treinamento. Essa auséncia de informacgdes é critica, pois o débito
cardiaco e a forma da curva de pressdo arterial variam significativamente conforme variaveis
fisioldgicas como idade, sexo e estado clinico do paciente. Sem uma definicdo precisa sobre
quais dados sdo necessarios para treinar a rede, o técnico no assunto ndo tem meios para
configurar adequadamente um conjunto de treinamento, sendo levado a experimentagao
indevida para tentar reproduzir os resultados da invengdo. Dessa forma, a falta de orientagdo
concreta sobre os dados de entrada compromete a reprodutibilidade da solugdo proposta,
impossibilita a verificagdo dos efeitos técnicos alegados e caracteriza violagdo ao requisito de

suficiéncia descritiva. 0.

b) Correlacdo entre os dados de entrada e os dados gerados pela IA: Deve estar
descrito claramente no pedido como os dados de entrada se relacionam com os
dados gerados pela IA. Quando esta relacdo nao for explicita, ou evidente, o
técnico no assunto devera ser capaz de minimamente presumir esta relagado.

Exemplo: A invencdo refere-se a um sistema para recomendacdo do tipo de fertilizante
adequado ao solo, onde o relatdrio descritivo afirma que o sistema de IA “recebe como entrada
imagens do solo obtidas por satélite e gera como saida recomendagdes de fertilizantes”, sem
apresentar qualquer descricdo de como as informagOes extraidas dessas imagens seriam
analisadas ou relacionadas as caracteristicas agron6micas do solo. A auséncia completa de
explicacdo sobre a associagdo entre as imagens e os tipos de fertilizantes indicados inviabiliza
a compreensdo da correlagdo entre os dados de entrada e os dados gerados pela IA,

10 Caso T0161/18 da Camara de Recursos da EPO.



impossibilitando que um técnico no assunto compreenda a légica do sistema, implicando em
falta de suficiéncia descritiva.

Exemplo: A invencdo refere-se a um sistema que utiliza |A para estimar o conteldo de agucar
de uma maca a partir de uma imagem do agricultor onde, no pedido ndo sdao apresentados
dados que comprovem que existe uma relagdo entre o conteudo de agucar da maga e o rosto
de uma pessoa, e que tal relagdo ndo é conhecida ou dedutivel para o técnico no assunto. Logo,
este pedido ndo atenderia a condicdo de suficiéncia descritiva.

3.9. Seguem exemplos ndo exaustivos de outros detalhamentos que podem ser
considerados necessarios e que, dependendo da invencdo e do algoritmo de IA
reivindicado, devem estar presentes no relatério descritivo:

a)

d)

Processamento do conjunto de dados: Devem ser apresentados os
procedimentos aplicados aos dados brutos antes do treinamento, tais como
limpeza, normalizacdo, padronizacdo e codificacdo de varidveis categoricas,
preparando-os para o modelo.

Algoritmo e parametros do modelo: Indicar claramente qual algoritmo ou
modelo de IA é utilizado, além de detalhar pardmetros e hiperparametros
essenciais permitindo assim que um técnico no assunto reproduza a invengdo
apresentada, sem a necessidade de experimentar (experimentacdo indevida)
diferentes parametros ou modelos para chegar a resultado semelhante. Exemplos
ndo-exaustivos de algoritmos ou modelos de IA podem incluir: Redes Neurais
Feed-forward, Maquinas de Vetores de Suporte (SVM), Algoritmos Genéticos, etc.
Exemplos ndo-exaustivos de parametros e hiperparametros essenciais a serem
detalhados podem incluir: arquitetura de conexdes de uma rede neural, funcdes
de ativacdo, taxa de aprendizado, numero de camadas, tamanho da populacao,
taxa de crossover, taxa de mutacdo, nimero de geracfes, entre outros.

Treinamento do modelo: Descrever as técnicas utilizadas para treinar o modelo,
incluindo a divisdo dos dados em conjuntos de treinamento, validacdo e teste,
além dos algoritmos e parametros de otimiza¢cdo empregados (treino por reforco,
técnicas de prevencdo de overfitting e underfitting, métodos de dropout, etc.).

Validac¢ao e avaliagao do modelo: Apresentar as métricas utilizadas para avaliar
a eficdcia do modelo e discutir os resultados obtidos, associando-os ao(s)
problema(s) técnico(s) resolvido(s) pela invengao.

Interagdo com outros componentes técnicos: Fornecer informagdes claras sobre
eventuais interagdes do sistema de IA com outros componentes técnicos ou
subsistemas relevantes para o funcionamento da solucao.

3.10.Admite-se, em carater excepcional, que certos detalhes da IA e procedimentos
adotados na geracdo do modelo de IA sejam omitidos no relatério descritivo do
pedido, desde que estejam simultaneamente presentes os seguintes requisitos:

a contribuicdo alegada ao estado da técnica ndo dependa do que foi omitido;

as informag¢Bes omitidas ja estejam claramente estabelecidas no estado da
técnica, sendo de conhecimento do técnico no assunto; e

o resultado técnico pretendido ndo dependa de uma configuracdo especifica
omitida.



Exemplo: A invengdo refere-se a um sistema de dire¢do para veiculos autbnomos que permite
estacionar em vagas estreitas atendendo a comandos de voz emitidos pelo ocupante. O
relatério descritivo informa que uma IA é utilizada para interpretar os comandos de voz, mas
ndo especifica qual modelo ou técnica de reconhecimento de fala é empregada. A contribuicdo
técnica, contudo, estd no mecanismo de direcio que permite ampliar o angulo de
estercamento (angulo formado pelas rodas em relagdo ao eixo longitudinal do veiculo). Como
diversas técnicas de reconhecimento de voz por IA ja estdo consolidadas no estado da técnica
e a escolha do modelo por um técnico no assunto ndo interfere diretamente no funcionamento
do sistema desenvolvido, a omissdo seria admissivel.

3.11.Quando a IA for implementada por hardware especializado (por exemplo, ASICs,
FPGAs etc.), o relatério descritivo deve descrever suficientemente os elementos
fisicos e construtivos, incluindo particularidades de arquitetura, conectividade e
circuitos, bem como quaisquer mecanismos de processamento que deem suporte ao
funcionamento do sistema de IA.

3.12.Para invencgdes Assistidas por IA, quando for declarado no relatério descritivo que a
invencdo decorre do uso de uma IA para encontrar a solucdo de um problema
técnico, o relatério descritivo deverd conter descricdo suficiente de como esta
solucdo encontrada pela IA se materializa no mundo real, e como a invencdo pode
ser concretizada'?.

a) O fatodalA propor uma solucdao que supostamente resolve um problema técnico,
nao confirma, por si s, que o efeito técnico esperado seja alcangado, pois pode
ter ocorrido, por exemplo, uma alucinagdo algoritmica. Assim, é preciso que o
relatério descritivo evidencie que os efeitos técnicos esperados sao de fato
alcancados pela solucdo proposta, garantindo a suficiéncia descritiva®?.

b) A necessidade de apresentagao de evidéncia dos efeitos técnicos alcangados pode
ser superada quando ha confiabilidade no resultado gerado pelo sistema de IA,
por exemplo, quando a eficacia dos resultados ja era de conhecimento para um
técnico no assunto na época do depdsito.

Redagdo das Reivindica¢bes

3.13.Reivindicacdes em categorias direcionadas exclusivamente ao modelo ou técnica de
IA em si, ou a base de dados (conjunto de dados) ndo serdo admitidas por se
enquadrarem nas vedacoes elencadas no Art. 10 da LPI. Exemplos ndo exaustivos
incluem reivindicagdes das categorias: redes neurais, algoritmos genéticos, métodos
de treinamento, dados de treinamento, métodos de regressdo, arvores de decisao,
florestas aleatodrias, maquinas de vetores de suporte etc.

3.14.As reivindicagdes deverdo ser redigidas de modo a explicitar a aplicagdo na parte
inicial®® da reivindicacdo, preferencialmente na categoria da aplicagdo do modelo ou
da técnica de IA deixando evidente a aplicagdo concreta do modelo ou método de IA.
Por exemplo, “Método de reconhecimento de face utilizando Rede Neural
caracterizada por...” ou “Método de reconhecimento de caracteres manuscritos
utilizando maquina de vetores de suporte caracterizado por...”

11 Vide Portaria INPI/DIRPA n2 16/2024, Item 2.13.
2 Vide Portaria INPI/DIRPA n2 16/2024, itens 2.07.
13 vide Portaria INPI/DIRPA n2 16/2024, itens 3.04 (i).




3.15.Caso a reivindicacdo seja apresentada inicialmente em categoria direcionada

diretamente ao modelo de IA, mas incorporar, em seu conteldo, caracteristicas
técnicas que utilizem IA para resolver um problema técnico, essa formulagdo sera
considerada inadequada, em face do Art. 25 da LPI. Nessa situacdo, observados os
enunciados das clausulas 3.13 e 3.14, a reivindicacdo devera ser reformulada para
enquadrar-se na categoria apropriada.

Exemplo: uma reivindicagdo referente a um método para reconhecimento de face, contendo
as caracteristicas técnicas para solu¢do do problema técnico de reconhecimento de face,
reivindicada como “método de treinamento de rede neural para reconhecimento de face”,
deve ser reformulada para “Método de Reconhecimento de Face utilizando Redes Neurais
caracterizado por (...)".

3.16.Importa destacar que na reformulacdo da reivindicacdo de que trata o item 3.15

supracitado, a mudanca de categoria ndo configura violagdo ao Art. 32 da LPI, pois
tal inadequacdo é considerada um “erro grosseiro”, nos termos do item 2.4, inciso
iii), da Resolucdo INPI/PR n2 93/2013.

4. Atividade Inventiva (Art. 82 e 13 da LPI)

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

O Art. 82 da Lei da Propriedade Industrial (LPl) estabelece que uma invencao é
patentedvel quando atende aos requisitos de novidade, atividade inventiva e
aplicacdo industrial. O Art.13 da LPI complementa essa definicdo ao determinar que
uma invengdo possui atividade inventiva quando nao é evidente ou 6bvia para um
técnico no assunto em relagdao ao estado da técnica.

O técnico no assunto, para fins de afericdo da atividade inventiva em invencgdes
relacionadas a IA, é considerado uma pessoa ou grupo de pessoas que agregam
conhecimentos tanto de métodos e técnicas de IA quanto no campo técnico em que
a IA é aplicada'®. Presume-se que o técnico possua a capacidade de aplicar e
experimentar rotinas usuais relacionadas a tratamento de dados, escolha de modelos
e uso de técnicas de IA, assim como estratégias de treinamento em aprendizagem de
maquina.

Nas invengdes baseadas em IA, quando o sistema de IA for reivindicado com a
auséncia de detalhes, conforme o item 3.10, considera-se dbvio para o técnico no
assunto selecionar no estado da técnica qualquer sistema de IA, e portanto, a
avaliagdo da atividade inventiva incidira somente sobre a contribui¢ao ao estado da
técnica que for externo ao sistema de IA.

Ao se agregar o uso da |IA na solugao de um problema conhecido no estado da técnica,
destacam-se algumas situacdes na andlise da atividade inventiva:

a) Mera automagao de processos conhecidos: A mera automacgao por meio de IA de
um processo executado anteriormente de forma manual ou deterministica, ndao

14 Vide Resolucdo INPI/PR n2 169/2016 item 5.4 e Portaria INPI/DIRPA n2 16/2024, item 2.14.




confere atividade inventiva a invencdo a ndo ser que tal automacao resulte em
um efeito técnico inesperado®® 16,

Exemplo: um aparelho de célculo do nivel de cancer que calcula a possibilidade de uma pessoa
ter cancer, usando uma amostra de sangue da pessoa, compreendendo uma unidade de calculo
do nivel de cancer que calcula a possibilidade de uma pessoa ter cancer, em resposta a uma
entrada de valores medidos do marcador A e do marcador B que foram obtidos por meio de
andlise de sangue da pessoa; a unidade de calculo do nivel de cancer inclui uma rede neural
que foi treinada por meio de aprendizado de maquina usando dados de treinamento para
calcular um nivel estimado de cancer em resposta a entrada dos valores medidos do marcador
A e do marcador B. O estado da técnica revela que um médico consegue estimar o nivel de
cancer com base nos marcadores A e B. Neste caso o uso de uma rede neural ndo agrega
atividade inventiva por ser mera automacao de processo.

b) Mera combinagao de técnicas de IA: é comum no campo da IA combinar modelos
e técnicas conhecidas na solucdo de problemas diferentes e em diferentes
campos técnicos. A mera combinacdo de modelos e técnicas de IA conhecidas'’,
assim como a aplicacdo em campo técnico distinto'®, ou a alteracdo de
elementos!®, conferem atividade inventiva a invencdo somente quando tais
combinacbes produzam um efeito técnico inesperado para o técnico no assunto.

Exemplo (sem atividade inventiva): O pedido refere-se a método de determinagdo do enlace
de sensores no interior de pogos de petréleo utilizando algoritmos genéticos e Redes Neurais
Artificiais, para determinagdo da solu¢do de parametros fisicos de projeto com a maior
eficiéncia energética possivel e determinagdo de incertezas por meio de propagag¢do usando,
em paralelo, a técnica de Monte Carlo. Embora em D1 ndo tenha sido utilizada uma Rede
Neural para simulagdo, o referido documento sugere, a utilizagdo de uma rede neural. D1
descreve a aplicagdo das técnicas Monte Carlo a algoritmos genéticos no calculo de radio
enlaces para transmissdo de dados ao longo de pogos de petréleo. O documento faz referéncia
as redes neurais como uma possibilidade de aplicagdo ao problema em questdo dentro de um
espectro mais amplo de solugdes que envolvem técnicas de apoio a decisdo entre as quais
algoritmos genéticos e logica nebulosa. Esta possibilidade de combinagdo da técnica de Monte
Carlo com redes neurais ja presente em D1 embora ndo desenvolvida com maior profundidade
no dito documento, aparece mais claramente em D2, em que na analise de riscos de pogos de
petrédleo é empregado o modelo de Monte Carlo e um modelo analitico de simulagdo do
reservatério determinado por uma rede neural. Portanto a mera combinacgdo de diferentes
técnicas, sem apresentar um efeito técnico diferenciado em relagdo ao estado da técnica, ndo
agrega atividade inventiva ao pedido.

Exemplo (com atividade inventiva): O pedido refere-se a método de determinacdo do enlace
de sensores no interior de pogos de petréleo utilizando algoritmos genéticos e Redes Neurais
Artificiais, para determinagdo da solugdo de parametros fisicos de projeto com a maior
eficiéncia energética possivel e determinagdo de incertezas por meio de propagagao usando,
em paralelo, a técnica de Monte Carlo. [Diferentemente do estado da técnica, a invengdo
integra a Rede Neural a um mddulo de controle adaptativo que ajusta, em tempo real, a
configuragdo de cada sensor com base nas condigdes dindmicas do pogo, como variagdo de
pressdo e temperatural, e [retroalimenta o algoritmo genético com esses ajustes para
recalcular continuamente as melhores rotas de enlace]. Embora em D1 ndo tenha sido utilizada
uma Rede Neural para simulagdo, o referido documento sugere a utilizagdo de uma rede
neural. D1 descreve a aplicagdo das técnicas Monte Carlo a algoritmos genéticos no calculo de

15 Vide Portaria INPI/PR n2 411/2020, paragrafo [034] e [035].
16 \/ide Resolucdo INPI/PR n2 169/2016, item 5.53.

17 Vide Resolucdo INPI/PR n2 169/2016, itens 5.24 a 5.30.

18 Vide Resolucdo INPI/PR n2 169/2016, itens 5.35 a 5.39.

9 Vide Resolucdo INPI/PR n2 169/2016, itens 5.46 a 5.50.




radio enlaces para transmissdo de dados ao longo de pogos de petrdleo e menciona redes
neurais como possibilidade, mas [ndo descreve a adaptagdo dindmica em tempo real das
configuragGes dos sensores nem a realimenta¢do continua do algoritmo]. [Essa interagdo
funcional entre rede neural, controle adaptativo e algoritmo genético, produzindo ajustes
imediatos de configuracdo dos sensores, resulta em maior eficiéncia energética e
confiabilidade de transmissdo, configurando efeito técnico ndo ébvio e, portanto, atividade
inventival.

c) Mera substituicio de modelos ou técnicas de IA: na troca de um modelo ou
técnica de IA por outra de funcdo semelhante, deve ser avaliado se houve uma
adaptacdo especifica do modelo ou da técnica de IA que leve a um novo efeito
técnico, inesperado ou ndo dbvio para o técnico no assunto?°.

Exemplo (sem atividade inventiva): um método para prever as caracteristicas de soldagem de
uma chapa de aco usando um modelo de rede neural. O estado da técnica revela método para
prever as caracteristicas de soldagem de uma chapa de ago usando modelo matematico. Neste
caso, a substituicdo do modelo matematico por um modelo de rede neural ndo gera efeito
técnico inesperado e, portanto, ndo agrega atividade inventiva.

Exemplo (com atividade inventiva): um método para prever as caracteristicas de soldagem de
uma chapa de a¢o usando um modelo de rede neural integrado a um maddulo de ajuste
automatico dos pardametros de soldagem em tempo real, de forma a corrigir variacbes
detectadas durante o processo. O estado da técnica revela método para prever as
caracteristicas de soldagem de uma chapa de ago usando modelo matematico. Neste caso, a
substituicdo do modelo matematico por um modelo de rede neural com capacidade de ajuste
automatico integrado gera um efeito técnico ndo dbvio — a correcdo imediata de parametros
que resulta em maior uniformidade e menor indice de defeitos — e, portanto, pode agregar
atividade inventiva.

d) Ajuste de parametros e otimizagdao: Modificar parametros de modelos de IA
conhecidos, tais como numero de camadas, niumero de neurbnios, taxa de
aprendizagem, é geralmente um procedimento rotineiro de otimizacao
conhecido e ébvio para um técnico no assunto, a ndo ser que seja demonstrado
que tal modificacdo ou selecdo de parametros (por exemplo, otimiza¢do de hiper-
parametros) ndo estaria na rotina habitual de experimentacdo de um técnico no
assunto e produza um efeito técnico inesperado?.

Exemplo (sem atividade inventiva): Um método para classificagdo de imagens em um modelo
de rede neural convolucional (CNN) no qual se altera apenas a taxa de aprendizagem de 0,01
para 0,005 para obter maior acuracia. Essa mudancga estd dentro do ajuste comum realizado
por qualquer técnico no assunto e ndo gera efeito técnico além do esperado, ndo configurando
atividade inventiva.

Exemplo (com atividade inventiva): Um método para classificagdo de imagens em um modelo
de rede neural convolucional no qual, apds analise do problema, o nimero de camadas, a taxa
de aprendizagem e a fungdo de ativagdo foram ajustados em conjunto por um procedimento
especifico de otimizacdo que leva em conta a laténcia da rede em ambiente embarcado com
recursos de memoria limitados. Esse procedimento ndo é trivial para o técnico no assunto e
permite executar a rede com a mesma acuracia em hardware 50% menos potente,
configurando efeito técnico ndo ébvio e atividade inventiva.

Exemplo (sem atividade inventiva): um método que utiliza uma CNN ja conhecida para
identificar leucdcitos em imagens de sangue periférico obtidas por microscopia éptica, no qual
0 método aumenta o numero de filtros de convolugdo na primeira camada e reduz a taxa de

20 vide Resolucdo INPI/PR n? 169/2016, itens 5.51 a 5.53.
2! Vide Resolucdo INPI/PR n? 169/2016, itens 5.32 a 5.34.




aprendizagem de 0,01 para 0,001 para melhorar a acurdcia. Esses ajustes sdo rotineiros e fazem
parte da pratica comum de otimizacdo de hiperparametros em visdo computacional. Um
técnico no assunto esperaria resultados semelhantes, sem efeito técnico inesperado.

Exemplo (com atividade inventiva): um método ou sistema para identificar leucécitos em
amostras com sobreposicdo intensa de células e artefatos dpticos causados pela preparagdo
da lamina. O método descreve um mddulo adaptativo de pré-processamento que, antes da
CNN, analisa a densidade celular e a intensidade luminosa da imagem e ajusta
automaticamente hiperparametros como tamanho do kernel, profundidade da rede e taxa de
aprendizagem, otimizando-os para cada imagem individual. O método ou sistema consegue
aumentar substancialmente a taxa de acerto em laminas com sobreposi¢do celular extrema,
algo que ndo se obteria com ajustes manuais fixos. A otimizagdo é condicionada a uma
caracteristica bioldgica e fisica da amostra, ndo apenas a tentativa e erro genéricos, produzindo
resultado técnico novo e ndo previsivel para um técnico no assunto.

e) Interacdao com hardware: Invencdes de IA que apresentem vantagem técnica
decorrente de uma implementacdo particular de hardware (por exemplo,
processamento paralelo ou distribuido), em sinergia com um algoritmo de IA,
podem ter a atividade inventiva reconhecida quando um efeito técnico for
inesperado em comparacdo com o caso em que o algoritmo de IA roda em um
processador genérico’?. Nesse caso, o efeito técnico inesperado deve ser
diretamente decorrente da inven¢do?3?* e n3o apenas herdado de hardware
conhecido no estado da técnica?>.

Exemplo (sem atividade inventiva): Um sistema de reconhecimento de imagens utiliza uma
rede neural convolucional padrdo para classificar amostras biolégicas. No estado da técnica,
esse mesmo algoritmo é executado em CPUs convencionais. O pedido propde executar o
mesmo codigo em uma GPU de ultima geragdo, obtendo uma redugdo de 60% no tempo de
processamento. O ganho é resultado direto da maior capacidade de processamento paralelo
da GPU, sem qualquer modificagdo na interagdo entre o algoritmo e o hardware. Nesse caso,
o efeito técnico é herdado das propriedades conhecidas do hardware e previsivel para o
técnico no assunto, ndo configurando atividade inventiva.

Exemplo (com atividade inventiva): Um sistema de reconhecimento de imagens para
diagndstico histopatoldgico utiliza uma rede neural convolucional adaptada para explorar de
forma dindmica e coordenada miltiplas GPUs e um moddulo FPGA* dedicado ao pré-
processamento de imagens em alta resolugdo. A arquitetura da rede é projetada para
reconfigurar automaticamente sua topologia e redistribuir as camadas convolucionais entre os
dispositivos de acordo com a complexidade das imagens, reduzindo a laténcia e permitindo
analise em tempo real mesmo para imagens de alta definigdo. Esse ganho de desempenho ndo
é apenas fruto da poténcia bruta do hardware, mas da sinergia funcional projetada entre o
hardware especializado e o algoritmo, resultando em um efeito técnico nao dbvio e inesperado
em comparagdo com a execu¢do do mesmo algoritmo em um processador genérico.

*Um moddulo FPGA (Field-Programmable Gate Array) é um chip digital reprogramavel que
permite configurar sua arquitetura interna apds a fabricagdo. Ele executa operacGes em
paralelo, com baixa laténcia, sendo ideal para tarefas que exigem alto desempenho, como
processamento de sinais e aceleragdo de IA. Diferente de CPUs e GPUs, sua ldgica interna pode
ser moldada sob medida para a aplicacio desejada. E amplamente usado em
telecomunicagdes, visdo computacional e sistemas embarcados.

22 \/ide Portaria INPI/PR n2 411/2020, paragrafos [021], [022] e [035].
2 Vide Resolucdo INPI/PR n2 169/2016, itens 5.52.

24 \ide Portaria INPI/PR n2 411/2020, paragrafos [022].

%5 Vide Portaria INPI/PR n2 411/2020, paragrafos [035].




f) Processamento de dados: As etapas de processamento ou tratamento especifico
dos dados coletados a serem utilizados pela IA podem conferir atividade inventiva
a invencao quando forem usados recursos de obtencao dos dados, técnicas para
processar dados de entrada ou para criar dados de treinamento (por exemplo,
configuracdo de ambiente de treinamento, padronizacdo, normalizacdo,
vetoriza¢do), ndo dbvias para um técnico no assunto. A invencdo que se diferencia
do estado da técnica apenas pelo conjunto de dados de treinamento, onde a
eventual diferenga nos resultados obtidos reside unicamente na qualidade,
organizacdo ou volume dos dados, sera considerada como uma escolha dbvia para
um técnico no assunto. Do mesmo modo, a mera combinacdo de dados de
treinamento conhecidos, ndo confere atividade inventiva a invencdo, pois tais
modificagbes sdo consideradas dbvias e sem um efeito técnico inesperado.

Exemplo (sem atividade inventiva): Um sistema de IA para reconhecer padrdes relacionados
a doengas oculares utiliza um modelo de deep learning treinado com imagens de retina. O
diferencial alegado é o uso de um novo conjunto de dados obtido pela combinacdo de dois
bancos de imagens publicos ja conhecidos, aumentando o volume total de imagens disponiveis
para o treinamento. Como nao ha alteragdo técnica no processo de aquisicao ou tratamento
das imagens, e a melhoria nos resultados se deve apenas a quantidade e organizagdo de dados,
trata-se de uma escolha dbvia para o técnico no assunto, ndo configurando atividade inventiva.

Exemplo (com atividade inventiva): esse mesmo sistema de IA agora utiliza um modelo de
deep learning treinado com imagens de retina obtidas por um novo método de captura
adaptativa, que ajusta automaticamente a iluminagdo e a focalizacdo com base nas
caracteristicas do olho do paciente em tempo real. Essas imagens passam por um pré-
processamento que inclui a normalizacdo da cor para corrigir variagdes entre diferentes
equipamentos e a vetorizagdo de padrGes vasculares para melhorar a detecgdo precoce de
anomalias sutis. Essas etapas de obtengdo e tratamento de dados ndo sdo ébvias para o técnico
no assunto e produzem um efeito técnico ndo ébvio — aumento comprovado da sensibilidade
diagndéstica — configurando atividade inventiva.

4.5. Efeitos como aumento da velocidade de processamento, capacidade de lidar com
grandes volumes de dados, melhoria na precisao de estimativas ou redugao de erros,
entre outros, sdo, em muitos casos, resultados esperados da simples aplicagdo de
modelos de IA. Quando esses efeitos decorrem apenas do uso conhecido dessas
técnicas — sem que haja uma configuragdao técnica particular, uma adaptacdo
especifica ao problema técnico ou uma interacdo funcional ndo ébvia com outros
componentes do sistema — tais efeitos, por si sos, ndo conferem atividade inventiva
a invencdo.

Exemplo (com atividade inventiva): Um sistema para controle de qualidade em uma linha de
produgao utiliza um modelo de aprendizado de maquina que ndo apenas inspeciona frascos de
vidro, mas também correlaciona, em tempo real, os tipos de microfissuras detectadas com os
parametros operacionais da maquina de moldagem (por exemplo, temperatura do molde e
pressdo do ar). Ao identificar um padrao recorrente de um tipo especifico de defeito, o sistema
calcula e aplica automaticamente microajustes nos pardmetros da maquina, corrigindo a causa
raiz antes que uma quantidade significativa de produtos defeituosos seja gerada. Essa
arquitetura de realimentagdo (feedback loop) entre a detecgdo de defeitos e o controle
dinamico do equipamento industrial produz um efeito técnico ndo ébvio — a prevengdo

proativa de falhas — que vai além do beneficio esperado da simples inspe¢do automatizada,
podendo configurar atividade inventiva.

4.6. No contexto das invencbes assistidas por IA, o uso da IA como ferramenta para
desenvolver uma nova invencdo ndo substitui a capacidade intelectual humana
necessaria para a concepc¢ao inventiva e concretizacdo da inven¢do, ndo sendo




suficiente o uso da |IA para conferir atividade inventiva a inveng¢do. O foco da analise
da atividade inventiva recai sobre o objeto efetivamente reivindicado e os efeitos
técnicos concretos proporcionados pela invencdo e ndo sobre o sistema de IA
utilizado como ferramenta. O efeito técnico alcancado deve ser fruto de uma solugao
cujo conteudo técnico foi estruturado, validado e reivindicado por uma pessoa
natural com atuacdo intelectual efetiva. A atuacdo humana deve extrapolar a mera
selecdo ou ativacdo de um sistema de IA (“apertar de um botdo”), sendo exigida uma
contribuicdo real a concepc¢do da invencao.



